IM NAMEN DES VOLKES
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4 Ni 3/12

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253
08.05



betreffend das deutsche Patent 100 49 660

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsit-
zenden Richter Engels, den Richter Dr. Huber, die Richterin Friehe und die Richter
Dipl.-Ing. Rippel und Dr. Dorfschmidt am 18. Juli 2012 fur Recht erkannt:

I. Das deutsche Patent 100 49 660 wird fir nichtig erklart.

II. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 7. Oktober 2000 angemeldeten
deutschen Patents 100 49 660 (Streitpatent). Es betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen lokal verstarkter Blechumformteile und umfasst 27 Patentanspriiche.

Die Klagerin sttitzt ihre vollumfanglich gegen das Streitpatent gerichtete Nichtig-

keitsklage auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfahigkeit und beantragt,
das deutsche Patent 100 49 660 fur nichtig zu erklaren.
Die Beklagte hat innerhalb der Frist des 8§ 82 Abs. 1 PatG erklart, dass sie keinen

Widerspruch einlege und den Anspruch sofort anerkenne. Sie habe keinen Anlass

zur Klageerhebung gegeben.



Auf den Hinweis des Senats, dass die Entscheidung nach § 82 Abs. 2 PatG ohne
mindliche Verhandlung ergehen solle und zur Frage einer Selbstbeschréankung
auf Null sowie zur Klageveranlassung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben
werde, hat die Beklagte mit weiterer Erklarung vom 5. Juni 2012 prazisiert, dass
eine Selbstbeschrankung auf Null gewollt sei. Die Klagerin hat keine Stellung-

nahme abgegeben.

Entscheidungsgriinde

Die auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfahigkeit des Streitpatents (8 22
Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) gestutzte Klage ist zuldssig und begrindet. Da die
Beklagte das Streitpatent im Wege der zulassigen Selbstbeschrankung insgesamt

nicht mehr verteidigt, war es ohne Sachprifung fur nichtig zu erklaren.

Nachdem die Beklagte keinen Widerspruch eingelegt und erklart hat, dass eine
Selbstbeschrankung auf Null gewollt ist, konnte der Senat Uber die Klage ohne
mindliche Verhandlung durch Urteil entscheiden, § 82 Abs. 2 PatG, denn die vor-
genannte Vorschrift ermoglicht bei verstandiger Auslegung eine Entscheidung
durch Urteil ohne mindliche Verhandlung in den Féllen, in denen ein Widerspruch

innerhalb der Monatsfrist des § 82 Abs. 1 PatG nicht eingelegt wird.

Die Erklarung des Beklagten, das vollstandig angegriffene Streitpatent nicht mehr
zu verteidigen, stellt nach standiger Rechtspraxis eine wirksame Begrenzung des
Streitstoffs im Nichtigkeitsverfahren dar und hat zur Folge, dass es hinsichtlich des
von der - zuldssigen - Selbstbeschrdnkung umfassten, nicht mehr verteidigten
Patentgegenstandes ohne weitere Sachprufung fur nichtig zu erklaren ist (zur
st. Rspr. BPatG Oxaliplatin GRUR 2010, 137 m. w. N.), da eine sachliche Uber-
prufung nur im Rahmen der von den Streitparteien gesetzten Grenzen zu erfolgen
hat.



Die Moglichkeit der Selbstbeschrankung im Nichtigkeitsverfahren auf Null ist be-
grindet aus dem Gedanken der Verfahrensékonomie und der Vermeidung eines
ansonsten gemal § 64 PatG erforderlichen isolierten Beschrankungsverfahrens.
Nach der Neufassung des § 64 Abs. 1 PatG mit Wirkung zum Dezember 2007
(vgl. Bekanntmachung vom 19. Februar 2008, BIPMZ 2008, 1) kann der Patent-
inhaber den vollstdndigen Widerruf seines Patents beantragen und wird deshalb
nicht mehr auf die nur ex nunc wirkende Verzichtserklarung gemafld 8 20 Abs. 1
Nr. 1 PatG verwiesen. § 64 Abs. 1 PatG n. F. ist mangels Uberleitungsvorschriften

auf das Streitpatent anwendbar.

Die Nichtigerklarung des Streitpatents aufgrund der Selbstbeschrankung auf Null
tragt der Rechtssicherheit und damit dem Interesse der Allgemeinheit effektiver
Rechnung als der gegentber dem Deutschen Patent- und Markenamt zu erkla-
rende Verzicht auf das Patent nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG. Denn mit diesem kann
der Patentinhaber das Streitpatent nur zu einem Erldschen mit Wirkung ex nunc
bringen. Die Nichtigerklarung des Streitpatents schafft dagegen sowohl fir den
Patentinhaber als auch fur die Allgemeinheit eine klare Situation, weil gemaf § 22
Abs. 2 i. V. m. 8 21 Abs. 3 Satz 1 PatG die Wirkungen des Streitpatents und der
Anmeldung mit Wirkung fir und jedermann als von Anfang an nicht eingetreten

gelten.

Im Ubrigen entspricht die vorgenannte Rechtsfolge, das Patent ohne Sachpriifung
fur nichtig zu erklaren, vorliegend auch deshalb dem Willen der Beklagten, als
diese ausdrucklich erklart hat, den Anspruch der Klagerin (auf vollstandige Nich-
tigerklarung des Streitpatents) sofort anerkennen zu wollen. Zwar ist ein Aner-
kenntnisurteil im Sinne des § 307 ZPO im Bereich des Patentnichtigkeitsverfahren
nicht vorgesehen, aber diese Erklarung rechtfertigt es, das Patent ohne Sachpru-

fung fur nichtig zu erklaren.



Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 93 ZPO. Die Be-
klagte hat den Anspruch der Klagerin auf Nichtigerklarung des Streitpatents im
Sinne des § 93 ZPO sofort anerkannt. Der Vortrag der Beklagten, sie habe keinen
Anlass zur Klageerhebung gegeben, insbesondere gegeniber der Klagerin keine
Abmahnung wegen Patentverletzung ausgesprochen, und sie sei auch von der
Klagerin nicht zum Verzicht auf das Patent aufgefordert worden, ist unbestritten

geblieben. Die Kosten des Rechtsstreits hat deshalb die Klagerin zu tragen.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 8 99 Abs. 1

PatGi. V. m. 8 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Engels Dr. Huber Friehe Rippel Dr. Dorfschmidt

Cl/Pr
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In der Patentnichtigkeitssache





…



betreffend das deutsche Patent 100 49 660





hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch den Vor­sit­zenden Richter Engels, den Richter Dr. Huber, die Richterin Friehe und die Richter Dipl.-Ing. Rippel und Dr. Dorfschmidt am 18. Juli 2012 für Recht erkannt:





I.	Das deutsche Patent 100 49 660 wird für nichtig erklärt.





II.	Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.





III.	Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.





Tatbestand





I.





Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 7. Oktober 2000 angemeldeten deutschen Patents 100 49 660 (Streitpatent). Es betrifft ein Verfahren zum Her­stellen lokal verstärkter Blechumformteile und umfasst 27 Patentansprüche.





Die Klägerin stützt ihre vollumfänglich gegen das Streitpatent gerichtete Nichtig­keitsklage auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit und beantragt,





das deutsche Patent 100 49 660 für nichtig zu erklären.





Die Beklagte hat innerhalb der Frist des § 82 Abs. 1 PatG erklärt, dass sie keinen Widerspruch einlege und den Anspruch sofort anerkenne. Sie habe keinen Anlass zur Klageerhebung gegeben.



Auf den Hinweis des Senats, dass die Entscheidung nach § 82 Abs. 2 PatG ohne mündliche Verhandlung ergehen solle und zur Frage einer Selbstbeschränkung auf Null sowie zur Klageveranlassung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werde, hat die Beklagte mit weiterer Erklärung vom 5. Juni 2012 präzisiert, dass eine Selbstbeschränkung auf Null gewollt sei. Die Klägerin hat keine Stellung­nahme abgegeben.





Entscheidungsgründe





I.





Die auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit des Streitpatents (§ 22 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) gestützte Klage ist zulässig und begründet. Da die Beklagte das Streitpatent im Wege der zulässigen Selbstbeschränkung insgesamt nicht mehr verteidigt, war es ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären.





Nachdem die Beklagte keinen Widerspruch eingelegt und erklärt hat, dass eine Selbstbeschränkung auf Null gewollt ist, konnte der Senat über die Klage oh­ne mündliche Verhandlung durch Urteil entscheiden, § 82 Abs. 2 PatG, denn die vor­genannte Vorschrift ermöglicht bei verständiger Auslegung eine Entscheidung durch Urteil ohne mündliche Verhandlung in den Fällen, in denen ein Widerspruch innerhalb der Monatsfrist des § 82 Abs. 1 PatG nicht eingelegt wird.





Die Erklärung des Beklagten, das vollständig angegriffene Streitpatent nicht mehr zu verteidigen, stellt nach ständiger Rechtspraxis eine wirksame Begrenzung des Streitstoffs im Nichtigkeitsverfahren dar und hat zur Folge, dass es hinsichtlich des von der - zulässigen - Selbstbeschränkung umfassten, nicht mehr verteidigten Patentgegenstandes ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären ist (zur st. Rspr. BPatG Oxaliplatin GRUR 2010, 137 m. w. N.), da eine sachliche Über­prüfung nur im Rahmen der von den Streitparteien gesetzten Grenzen zu er­folgen hat.



Die Möglichkeit der Selbstbeschränkung im Nichtigkeitsverfahren auf Null ist be­gründet aus dem Gedanken der Verfahrensökonomie und der Vermeidung eines ansonsten gemäß § 64 PatG erforderlichen isolierten Beschränkungsverfahrens. Nach der Neufassung des § 64 Abs. 1 PatG mit Wirkung zum Dezember 2007 (vgl. Bekanntmachung vom 19. Februar 2008, BlPMZ 2008, 1) kann der Patent­inhaber den vollständigen Wi­derruf seines Patents beantragen und wird deshalb nicht mehr auf die nur ex nunc wirkende Verzichtserklärung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG verwiesen. § 64 Abs. 1 PatG n. F. ist mangels Überleitungsvorschriften auf das Streitpatent anwendbar.





Die Nichtigerklärung des Streitpatents aufgrund der Selbstbeschrän­kung auf Null trägt der Rechtssicherheit und damit dem Interesse der Allgemeinheit ef­fektiver Rechnung als der gegenüber dem Deutschen Patent- und Marken­amt zu erklä­rende Verzicht auf das Patent nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG. Denn mit die­sem kann der Patentinhaber das Streitpatent nur zu einem Erlöschen mit Wirkung ex nunc bringen. Die Nichtigerklärung des Streitpatents schafft dagegen sowohl für den Patentinhaber als auch für die Allgemeinheit eine klare Situation, weil gemäß § 22 Abs. 2 i. V. m. § 21 Abs. 3 Satz 1 PatG die Wirkungen des Streitpatents und der Anmeldung mit Wir­kung für und jedermann als von Anfang an nicht eingetreten gelten.





Im Übrigen entspricht die vorgenannte Rechtsfolge, das Patent ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären, vorliegend auch deshalb dem Willen der Beklagten, als diese ausdrücklich erklärt hat, den Anspruch der Klägerin (auf vollständige Nich­tigerklärung des Streitpatents) sofort anerkennen zu wollen. Zwar ist ein Aner­kenntnisurteil im Sinne des § 307 ZPO im Bereich des Patentnichtigkeitsverfahren nicht vorgesehen, aber diese Erklärung rechtfertigt es, das Patent ohne Sachprü­fung für nichtig zu erklären.



II.





Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 93 ZPO. Die Be­klagte hat den Anspruch der Klägerin auf Nichtigerklärung des Streitpatents im Sinne des § 93 ZPO sofort anerkannt. Der Vortrag der Beklagten, sie habe keinen Anlass zur Klageerhebung gegeben, insbesondere gegenüber der Klägerin keine Abmahnung wegen Patentverletzung ausgesprochen, und sie sei auch von der Klägerin nicht zum Verzicht auf das Patent aufgefordert worden, ist unbestritten geblieben. Die Kosten des Rechtsstreits hat deshalb die Klägerin zu tragen.





Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.








Engels


Dr. Huber


Friehe


Rippel


Dr. Dorfschmidt





Cl/Pr
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